RICORSO N. 7723 UDIENZA DEL 27/1/2020
SENTENZA N. 31/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI

DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

1. Pres. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Dr. Massimo Scuffi - Componente
3. Prof. Alberto Gambino - Componente

Sentito il relatore dr. Massimo Scuffi;
Sentiti il rappresentante del ricorrente;
Sentito il controinteressato.
Sentito il rappresentante dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
Letti gli atti;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PROJEKO SRL

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti ¢ marchi

* sk *



Svolgimento del processo

La Socreta Projeko Sl i dota 28.11.2004, presentava domanda di registrazione nazionate per il
0

scgno figurativo, v N Npo>»

per contraddistinguere prodotts ¢ servizi megho elencatt nella domanda appartencati-secondo lu

classficazons mternarionale di Nizza - alte classe 11, 21, 30 ¢ 43

Nei confront di tale domanda, f Sig. Corcado Wurzburger  deposilava un atto dv apposizione
basato sul marchio nazionale denominativo anteriore MAKO

per contraddistinguere prodott appartenentt alle classi 30 ¢ 42

Prehinunarmente il nchiedente chiedeva ol opponente d presentang la prova deltuso effettivo ded

marchio net guinquenmo anterore per tseguentt prodotl ¢ servigl

della classe 30 coffé .

delin classe 43 bar, caffetteriv ed allei simuly lacali pubblici

L'esaminatore sulla base della profterta documentadione escludeva alcune prove d'uso perche’
fuon dal perniodo temporale in consideranone in guanto nfeérentes alla stampa di una pag web
estranea allintervallo tempaorale previsto ; non aportanti alcuna stampghatura che collegasse ad
una papma web ¢ alla data delly sua pubbhicasione: concernenti uia paging web pubblicata in
data non ricompresa nel penodo de ndernimento jrelitive ad  un packagmng pavo dr nlevanza che
non ne provava lesstenza in data nicomgpresa nel periedo di niferimento

Per il resto nlevava che la documentanone prodotta forniva prova del’utihzzo del marchio solo
per il coffe v classe 30; non era stato mvece provato I'uso per o servin delly classe 43 donde
nen doveva tenersene conto ot hini della comparazione dei prodott

Osservava a questo punto che | prodott ¢ i servizi contio el era svolta I'opposizione crano t

seguent

nella classe 112 macchine per o coffé elettriche, macchine pee tostare chicche di caffé; unpiant
autornatici per Jare 1 caffe; macchine per il cojfe [elertncal per uso domestico,; filtel elettnici per o
caffe, filtes per i caffe, elettaicr, tortine fper abbrustolire o caffef: caffettiere elettriche, macching
per coffd; macchine cletiniche per caffe; macchine per caffe espresso, macchine da caffe clettrche,
céfjvm’crr: elettriche con filtew; forne pee tostatura del caffe; mocchine per tostare i caffe; macehing
vlettniche per caffe espresso. apparecchr per tostore o coff¢

- ngdla chasse 21 caffettiere; caffettiere non elettriche, lora partt ed accessory agitalont per caffe,
bechwen do caffe, tasr, tweane do coffe, macchine du caffe non elettriche, macchine da coffe a leva non
clettriche, maciniod per ! caffé a mano, fltn per d caffe non elettsici, seovel da caffd w porcellana, servizi

du coffé inceramica;

- nella dasse 300 prodot @ base o coffe. coffe; coffe aruficiole; caffe aromatizenta, coffé
decaffeinato; coffe freddo, caffé macinuto: colfe solubxle, caffe hofiizzato, caffé verde, concentrats al coffd,



miscele di caffe; estrotti di caffe; coffé in chicchi; caffé ol matto; coffe in infusione; essenze di caffe; caffe
al cioccolato, arorm al caffe; coffé e lotte, muscele di caffé di mafto con caffé; caffé pronto ¢ bevande a
bose th coffe; chiceh di coffé tostat; chicchs di coffé mocinot, cicono [succedoneo del caffe); estrarti d
caffe da utihzzore come succedanei del caffd; caffe verde; concentrati ol caffe; estratti di caffe; miscele di
gssenze di coffé e estrotti di coffé; essenze al caffe da utifizzarsi corme succedaner del coffe; bevande ol
caffé con latte, estratti ¢r coffé ol malto; muscele di coffé e cicorio; oli a base di caffe; chicchs di caffé in
confetts, nipieni o base di caffe, bevande a bose di caffe; miscele di cuffe e moito; succedanei dei coffe e
del té, preparat) vegetal succedanei der coffe; bevande ghiacciote a base di caffe. succedaner del caffé a
base vegetale, miscele di caffe al malto con cacao, succedanei del cuffé o base di cicoria; scaghe df
cioccolato contenenti chicchi di caffé; preporali per bevande [a base di caffe] pradotti a base vegetale
per mocchiore if coffe; preparati per cioccolata da bere aromatiezati ol caffe; bevande gassate {a base di
coffe, cacoo o cioccolato]; filtsi sotto forma di socchett: di carta contenenti caffe; bevande a base i caffé
comenentt gelato (offogato}, caffe [tostato, in polvere, in grani o come bevanda], esiratti di coffe da
utiherare came arom in bevande; estratt di caffe do uvtiizzore come aromi in alimenti; estratt di ccorit
da utilizzare come succedanei del coffe; miscele di cicorio do utiizzare come succedaner del caffé;
compresse (non medicinoh) di glucosio con base di coffeina; orzo e malto torrefatts da utilizrore come
succedanei del caffe, miscele di coffe sofubile;

- nella classe 43: servizi di ristorazione (olienentozione): catering in caffetterie fast - food, servia di
coffetteria, servizi di caffetterte self service, caffetterie

Ebbene 1 prodott nivendicati nella classe 11 erano da considerarsi affini, pur essendo differentt
per natura dal caffé, in quanto strettamente complementari, tenuto conta del rappoito funzionale
che li legava ; inoltre era riscantrabile ung pratica cosmmeraale largamente diffusa tra le imprese
produttnc: d coffé che le vedeva proporre accanto alla vendita di chieehr tostets ¢/o mocinoti e/o
ligfiizzat e/o incapsulati, anche macchine necessarie allu realizzazione delle bevande a base )

caffe.

I prodotts rivendicati in classe 21 crano analogamente affini_rilevandosi frequente 1a pratica di
marketing di marchi di questo tpo che vedeva le imprese produttrici di caffe d proporre anche
accessor come bicchier, tazze, tozzine do caffe, servizr da caffé w porcellans, servizi da caffe in

ceramica,

LUprodott nivendicaty in classe 30 erano da considerarsi tdentici 0 comunque  affim al coffé: per
metodi di produzione, imprese produttriar , funzione economico sociale, destinatari e canals

commerctali distributivi,

i pradatt rivendicati in classe 43 erano infine legati da un rapporto d ausiiorietd stante la ditfusa
pratica commerciale che vedeva le imprese produttnet di caffe impegnate nella gestione di punti
di ristoro che sfruttavano la forza del marchio dei proprn prodott offrendo servizi di ristorazione
alla propria chientela. Per cut si rilevava una certa affinita’ tra le categorie in esame.

Sul confronto tra tsegni



| q

| MAKO CKRAWMO

Marchto anteriore Segno contestato

I'esaminatore premetteva che Il segno de! richiedente era  complesso (misto figurativo e
denominativa) con componente figurativa composta dalla rappresentazione grafica stilizzata drun
cuore collocato sopra la scritta "KAMO™ realizzata a caratterr mawscol nerr stthzzati ¢ con la
lettera 1nizigle “K” leggermente pii grandce delle altre mentre i segno dell'opponente era
denomunativo e costituito dalla dicitura "MAKO",

Osservava che l'elememo figurativo  costituto dalla stdhezzazione di un cuore, svolgeva una
funzione piu che aliro decorativa utile a valorizzare la scritta sottostante per cu il giudizio di
sormiglianza dipendeva in prevalenza dail’esame della componente verbale.

Sotto gquesto profilo 1 segni risultavano sumih sul prano visivo e fonetico (I'uno era sostanaslmente
Fanagramma dell’altro)mentre sul piano concettuale \rattandos: entrambn di termani di fantasia,
non potevang esser mess: a confronto .

Assumeva che nei marchi dotati d particolare forza come nel caso la coesistenza poteva essere
consentita solo in presenza di differense ontologiche veramente di rnilievo rispetto al marchio a
confranto, tali coé da rendere la propria identita sostanzale aon sovrapponiile | anche
mimimamente, a quella del marchio anteriore .

Di conseguenza poiche’ tale differenziazione non era ninvenibile nei due segni ed 1 prodotu di
riferimento erano da considerare idenbici/affini al caffe’ era fondatamente presumibide che it
pubblico di rifenmento  venisse tratto in inganno riconducendoli ad unica onigine

L'opposizione veniva pertanto integralmente accolta e nfivtata la domanda di registrazione

Pet la-classe 11: macchine per il caffé elettriche; macchine per tostare chicchi di caffe; impont:
automatici per fare il caffé; macchine per il caffe fefettrico] per uso domestico; filtri elettrici per il
caffé, tr per of caffé, elettnioy; torting [per obbrustolire il caffe]. caffettiere elettriche; macchine
per caffé: macchine elettriche per caffe; macchine per coffe espresso, macchine da caffé
elettnche; coffettiere eletiriche con filtro; forni per tostatura del coffé; macchine per tostare il caffe;
macchine elettriche per caffé espresso: apparecchi per tostare il coffe.

- classe 21: coffettiere; coffettiere non elettriche; loro porti ed occesson, ogitoton per coffé; bicchwen
da caffé: tozze. tazzane do caffe; macchine do caffé non elettriche; macchine do coffe a levo non elettricke,
macinint per il caffe a mano; filtri per if caffe non eletteics, servizi do caffe in porcellana, servias da caffé n
ceramicg,

- classe 30 prodotti a base di caffe, caffé; caffé artificiale; coffé aromatizzato, coffe decaffeinato;
caffe freddo, coffé macinato; caffé solubile; caffé liofiizzoto; caffé verde; concentrati ol coffé; miscele di



caffe; estrotte i caffe; coffe in chicehi; caffe of maho; caffé i anfusione; essenze dj caffé; caffe af
cioccolato, oromi al coffe, coffé ¢ lotte; miscele o caffe di malto con caffe, caffé prooto e bevande a bose
di caffé; chicchi di caffé tostati; chicehi di caffe macinoti; cicorio [surcedaneo del cofft]; estrott ¢i coffé do
utifizzore come succedanet del caffiy; caffd verde; concentrati al caffé; estratti di caffe; miscele di essenze
di caffé e estratts di coffe; essenze al caffe do utilizzarsi come succedanei del caffe; bevande ol caffé con
lotte; estratti di coffé of matio; miscele o caffé e cicoria; ol o bose di caffé: chicchi di caffé in confetti:
npeni a bose o caffé; bevande o base caffé; miscele di coffé e molto; succedanei dei caffé e del 1é;
preparatt vegetali suceedanei dei caffe; bevande ghiucciole a base df coffé; succedanei del caffe a base
vegetale; miscele di caffe af malto con cocao; succedane del caffé o base di cicorda; scaghe o cioceoloto
contenenti chiccln di coffé; preparats per bevande o base di coffél: prodotti a base vegetele per
macchiare i coffé; preporati per coecoloty do bere aromatizeati of caffe; bevande gussote fa base df
caffé, cocuo o croccolutal, filtei sutto forma di sacehetti di cartg contenenti caffe; bevande a buse dy caffe
conienents golato (affogato); caffé {tostato, in potvere, in groni o come bevandal: estratti di caffe da
utilizzare come aromi in bevande, estratty di coffé da utitizzare come aromi in alimenti, estrotti di cicoria
du wutiizrare come succedanei del coffe; miscele di cicoria do wilizzore come succedoner del caffo;
compresse (non medicinali) di glucosio con base di caffeino; orz0 e maito torrefatti da utiiceare come
succedaner del coffe; ruscele o coffé sofubnie,;

classe 43 servizi o ristorazione (alimentazione); cateting i caffetterie fost - food. servizi di
coffetteria, servizi di caffetterio self service, caffetterie,

Propaneva ricorso g srl Projcko o quale prefiminarmente eccepiva 'errata valutazione delle
prove d'uso ,

Intatti 'esaminatore non avevs tenuto conto che le latture prodotie erano state emesse dolla
Caffe’ Mako ¢ non dalla resistente . tnoltre non riportavane il marchio Mako per o calfe’ se non
lune ¢ <olo per il mercato uslezo par s non Cra stoto  dimostrato Veffettiva

commerciahizzazione del prodotto in Halia
Ne conscguva i improcedibilita’ dellopposicione

La ncorrente assumoeva pot lerraty valutazione  del nschio o confusione tra sepni ed

prodaotti/servizi

Isegim non potevano essere considerati simili sola perche’ costituit dalle stesse lettere combinate
inuninsieme da valutare in maniere globate e sinteticale lettere imiziah erano diverse anche nolle
modalita’ di pronunzia e I'clemento tigurativo dell’'uno bastava a differenziarlo dall’altro jinoltre
510 nel registro taliono sio in quello turopeo coesistevang pachicamente altn marchs consmal con
stesso numero di lettere

Quanto ai prodott negave | rapport di complementarieta’/affinita’ riconosciutt dall’'esarmmatore
con rernimento al cafle’ essendo esst destinati a soddisfare domande diverse di enereato e diverse
esigenze der consumaton provenendo in ognl caso do soggettr imprenditoriah appartenentt o
diverse filere produttive



Rilevava infinc che 'opposizione non era stata atlivala per tatuni der prodotts nivendicati con i
marchio del richiedente nelle classi 11,21,30 per cui il ricorrente chiedeva in via subordinata -ove
non fosse respnta integralmente Vopposuione -che 13 domanda poresse proseguire nella
registrasone almeno per tali prodotti.

Motivi della decisione

1)Con 1} I* motivo ta soc.ricorrente lamenta "errata valutazione sulle prove d'uso del marchio
ameriore  fornite da contioparte riguardantc fatture emesse dalla Caffe Mako sl e non
dallopponente Wurehurger e per la piv’ parte rifercntess al caffe’ al ginseng od a tazzine di caffe’
ed -in esigua misura-al mercato gstero per cin non vi era’ diknostrazione certa chel calfe”Mako™
fosse stato effettivamente commercializzato in Italia

{h motvo nelle sue articolarion ¢ infondato perche’ non rsulta contestato che la titolarta’ del
segno facesse capo allopponente ne’ e stata mai sollevato alcun problema di legitttmazione al
riguardo perche’ 1 lattori-ancorche’ interdipendenti- che concorrono ad attestare ' utilizzo dol
marchio anteriore includone  non solo fe diverse formahta’ d'impiego del segno ma anche
prodotti affim e complementart che con quel segno sono contrassegnati quah le diverse
tpologie o miscele di caffe’ ¢ C2presso.ginseng 010 etc. Jed + mesa speafic di depustazione
(tazzine},accessori sovente abbinati nella offorta sl pubblico come pratica di matketing da parte
de produttore per accrescerne fa penetrazione nel mercato,perche’ Lie evidenze d'uso del
marchio MAKO in collegamento con ia gamma dei prodott suindicati comprendono il territorio
nazionale nonostante le vendite cstere  'uso paraale efo 1a soglia quantitativa non impedendo
come ritenuto dall’esaminatore-la sufficienza della commercializzazione

tunfluente ¢’ pos i richiamo ai servizr delia classe 43 che non ¢ stata presa in considerazione per
13 prova d’uso che hainteressato solo prodott della classe 30{caffe')

2}Con 1l 1° motivo la soc.ricorrente lamenta I'errata valutazione del rischio di contusione Ira 1 segm
MAKQO e KAMO perche’ profondamente diversi tra loro sul piano fonetico visivo e concettuale
oltre che destinati a contraddistinguere prodotti non assimilabih I'uno all'altro.

Il motivo comnvolgente la comparazione dei segnt e fondato restando assorbito il profilo
concernente il confronto tra prodotti rivendicati,

Fermo restando che 1 due segni vanno analizzali net loro impatto  denominativo comungque
predominante in quanto la piccola rappresentazione grafica stilizzata di un cuore sopra la parola
Kamo assume valenza neutra sul pano della capacita’ distintiva essendo la componente verbale
Funica nell’economia dei segno-a rimanere impressa nel ricordo  del consumalore , non v'e'
dubbio -ad awviso di questa Commissione -che | duc termini concettualmente non ratrontabil
perche’ entrambi di fantasia non presentano alcuna coincidenza visiva ne’ assonanza fonetica atta
a sviare le scelte del pubblico di media attenzione .

It giudizio dv somiglianza che 'esaminatore ha fondato con APProccio estremamente analitico ora
sulla dentita’ e I'egual numero delle lettere che compongono 1 due segni ancorche’ con sequenza
invertita ¢ comcidenza solo defl"uitimalKA-MO / MA-KOJors mettendo a tuoco la coppia cy
consonanti affiancate 4 vocali collocate in medesima posizione non e’ condivisibute



infatti la contondibilita® va valutata con giudizio globale ¢ sulla impressione di insieme che
suscitano 1 segni nel consumatore essendo evidente che una combinazione di stesse lettere ma in
ordine invertto od anagrammato non basta a far supporre una ongine comune perche’ sequenze
hnguistiche alternate non sovrapponibiti od incapac di provocare pronunzie almeno in paste
equivalenti nel suono non configurano sintagmi assimilabili nella comune attenzione e percezione
del pubblico ¢ non sono pertanto idonei ad alterarne le scelte

E' diffiole intatti credere che ¢hi si awvicina ad  un prodolto o servino  KAMO poss
mnemonicamente dssociarlo al scgno  MAKO senza preventivamente scomporre la parola e
cambiare 1a sequenza delle lettere operaziome guesta chiaramente non esigibile neppure dal
consumaltore piu’ attento ¢ smaliziato

3)In accoglimento del ricorso 'opposizione andra’ pertanto respinta e la domanda di registrazione
dovra’ proseguire nel suo ater per i prodot ¢ servizi rivendicati

Parte resisteme va  condannata alla rifusione delle spese di soccombenza liguidate-ex Divt
»5/2014-su valore indeterminato della controversia e limitatamente a tre fasi{studio,introduttiva
¢ decisoria)n complessivi € 2500,00 oltre accessori di fegge

POM
La Comnussione accoglie il ricorso ¢ rigelta 'opposizione.

Condanna il resistente a pagore alla parte ricorrente le spese di ite liquidate «come da
motivazione- in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge.

Roma .27.1.2020

H Cons.rel.cstunsoé Il Prosidgnite

/ (lott. Vittprio Ragonesi
/
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